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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERB^KCEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/003087 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



. Lit • h„ e nraP h<» h^ruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
1 • SerS X&^^dZS^ nichts anderes angegeben ist. 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12 3 und 23.1 lb)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung ,(nach ' Regel 12 _^ 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

"ursprQnglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 
1-18 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



AnsprOche, Nr. 

1-20 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undtoder etwaigen dazugehorigen Tabel.en - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb. 

B ISerX'uSr^&ndeTabenen feanaue 

4. □ Disser Bade* M ohne Bed* ks,oh, lg ung ^«*-4*»r SSSSffSSSSSS " ^°^ m ' 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Biatt/Abb. 

. m Paafct 4 autrifft, U» ei„i 3 e ader alle dieeer Blatter mlt der Ba-rtong 
"ersetzt" versehen werden. 
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) INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 

UBER DIE P ATENTI E BBAR KEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004X)03087 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: AnsprQche: 1-19 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
slehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: AnsprQche 1-17 
Nein: AnsprQche 18-19 
Ja: AnsprQche 1-17 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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INTERNATIONALERMgRLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATH^^RBARKEIT 



mr. B LA-m .- W JPOT/EP2004/003087_ 

Zu Punkt V. 

Im vorliegenden Bescheid wird auf folgendes Dokument verwiesen: 
D1 =WO-A-02/060910 

1 . Zu den Anspruchen 1 9 und 20 ist folgendes zu bemerken: 

Die Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts haben durchweg 
entschieden, daB Anspruche fur Produkte die durch ein Verfahren zu ihrer 
Herstellung definiert sind ("product-by-process"-Anspruche), nur zulassig sind, 
wenn - abgesehen von alien anderen Bedingungen- die Produkte selbst die 
Patentierungserfordenisse erfullen, also neu sind und auf einer erfindenschen 
Tatigkeit beruhen. 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Anspruch 19 erscheint es auch 
notwendig zu sein, darauf hinzuweisen, daB Artikel 64(2) EPU weder einem 
Anspruch Neuheit verleiht welcher als "product-by-process" Anspruch formuliert 
ist wenn das Erzeugnis per se nicht neu ist, noch berechtigt oder befahigt er 
einen Anmelder fur ein Europaisches Patent solche Anspruche einzuschlieBen, 
die nicht die Erfordernisse des Artikels 52(1) EPO erfullen (T 0674/92). 

In diesem Zusammenhang sei auch verwiesen auf die Entscheidung T 664/90 
(siehe insbesondere Grunde, Punkt 4), wo die Kammer betont: "once the product 
itself is part of the state of the art and is not novel according to the criterion of 
novelty as set out in Article 54(1) EPC, the fact of defining this product by 
reference to a new process is irrelevant to the question of novelty". 

Daraus folgt, daB "product-by-process" Anspruche generell in Unabhangigkeit 
vom Verfahren gepruft werden mussen. 

Wenn es daher urn die Neuheit eines "product-by-process"- Anspruchs geht muB 
dessen Neuheit unabhangig von der eventuellen Neuheit des Verfahrens beurte.lt 
und gepruft werden. 

Demnach sind Anspruche 1 9 und 20 nicht mehr neu gegenuber D1 , Beispiele 2-8. 
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INTERN ATI ON ALER VQRLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

fe^TA 1 ^" PATE ^ RBARKE ' T ^P CT/EP2004/003087 

2. Aus der D1 (siehe z.B. Anspruch 1) kennt man bereits ein Verfahren zur 
Herstellung von Komplexen der Formel (I), von dem sich das 
anmeldungsgemasse Verfahren nur dadurch unterscheidet, dass anstelle von 
Formel (la) der D1 von der anmeldungsgemassen Verbindung (II) ausgegangen 
wird, welche Im Gegensatz zu Formel (la) uber einen Substituenten R5 verfugt. 

Somit ist das Verfahren gemass Anspruch 1 neu. 

3 Die losende Aufgabe bestand in der Bereitsteilung neuer Verfahren zur 

Herstellung der Komplexe (I), well sich das D1 -Verfahren als nicht zuverlass.g 
erwiesen hat; siehe z.B. die Anmeldung, Seite 4. 

Diese Aufgabe wurde durch das Unterscheidungsmerkmal gelost. 

Die Losung beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit siehe z.B. die Anmeldung, 
Seite 4, Zeilen 18-26, wo ein uberraschender Effekt geltend gemacht wird. 

Die abhangigen Anspruche 2-18 betreffen weitere 

Ausgestaltungen der Erfindung. Diese Anspruche genugen daher ebenfalls den 
Erfordernissen des PCT. 
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